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DILIA MARIA RODRIGUEZ DALEMAN
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION ; 12574

Fecha : 05/03/2010

Expediente : 5-97232

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULQ I
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro de! término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de 1a
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacién citado en
el asunto,

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con &l
niamero de resolucidn a través de la opcién servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165
Web. www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia
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Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/05 - 97232

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en €l
articulo 3, numera! 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de
septiembre de 2005, bajo el numero 05097232, entrd a fase nacional la solicitud de
patente de invencion titulada: "IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS”, que
corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/003262 del 26 de marzo de

2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que fa invencion
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se requirid al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 10 junio de 2009, atendid
oportunamente al requerimiento formulado, presentando aclaraciones. Asi mismo
allegé nuevo capitulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones
establecidas en el articuto 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun Io dispuesto en el articulo 14 de la Decisiéon 486 expedida pof la
Comisidn de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “... para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

SEXTO: Que ias nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 82 y 83 del
expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de definicion, sustento y se
refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

Et objeto de la presente solicitud de patente de invenciéon consiste en un implante
dental que comprende un material de implante dental artificial y un recubrimiento
biocompatible, el cual es aplicado al menos a parte de la superficie del implante
dental artificial que esta en contacto con el tejido gingival del paciente al momento de
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la implantacion de! implante dental artificial, el recubrimiento biocompatible
comprende un polimero de la formula general (l):

Donde R1 a R6 son iguales o diferentes y representan un grupo alcoxi, alquilsulfonilo,
dialquilamino o ariloxi, © un grupo heterocicloalquilo o heteroarilo que tiene nitrogeno
como el heteroatomo.

2. No se cumple con el articulo 30

El articulo 30 de la Decision 486 sefiala que: “Las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion™.

Cabe senalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el
objeto susceptible de proteccion, necesario para la busqueda de posibles
antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha senalado:

“[... ] 1as reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, el elemento de mayor
importancia dentro de una solicitud de patente, pues en eilas, el examinador técnico
de patentes encontrara los elementos necesarios para determinar lo que se pretende
patentar, el alcance de la invencion y su definicion para efectos de entrar al analisis
comparativo respecto del estado de Ia técnica. Esto es para reivindicar 1o que se
considera nueve y con nivel inventivo™'

Y en otra interpretacion prejudicial, indica que:

“[...]1as reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a
que delimitan ei campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea
patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.
Su fundamento radica pues en la descripcion respectiva, de forma tal que el alcance
de la reivindicacién corresponda y se justifique con el contenido de aquella".

Sobre el particular, se observa que si bien el objeto de la presente invencion es
definido como “un implante dental que comprende un material de implante dental
(...)". enrealidad el objeto reivindicado es un implante dental artificial que comprende

1 Proceso 156 IP 2006
2 Proceso 197 1P 2007
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un recubrimiento biocompatible, que comprende el polimero de formula (1), Esta
inconsistencia ya le habia sido comunicada al solicitante en el requerimiento de
fondo, y no fue subsanada en su respuesta.

Al solicitante también se le informé sobre el hecho de que la definicion de los
sustituyentes en la férmula (1), es tan amplia que pierde sustento en la descripcion, ya
que en dicho aparte tan sélo se menciona el posible significado de los sustituyentes
sin ningn otro soporte en forma de ejemplos, ensayos, caracteristicas fisicas o
quimicas del polimero dependiendo de los diversos significados de los sustituyentes.
Ademas, con el heterocicloalquilo o heteroarilo se abarca una gran cantidad de
posibilidades que no cuentan con entero sustento en la descripcion, siendo ademas
denominaciones genéricas que no permiten identificar una estructura quimica
especifica. La sola expresion “alquilo” abarca varios grupos o residuos de
hidrocarburos lineales, ramificados, saturados e insaturadoes. El solicitante tampoco
corrigio esta inconsistencia.

Finalmente, el requerimiento de fondo también indicd que en la reivindicacion 2 la
sustitucion del grupo aicoxi por flior debe estar mencionada como parte esencial de
la invencién en la primera reivindicacion, pues incluir dicha sustitucion en una
reivindicacion dependiente genera una falta de concision. Esta objecion tampoco fue
corregida por el solicitante en su respuesta.

Por los motivos expuestos, la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de
definicion y sustento consagrados en el articulo 30 de la Decision 486.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

En el articulo 14 de la Decision 486, se establece que “Los Paises Miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicacion industrial”.

En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la norma establece
como ambito de patentabilidad “las invenciones” sean de producto o de
procedimiento, campo dentro del cual no aparecen sefialados los usos.

Para el caso en estudio, y con fundamento en la informacién aportada por el
solicitante en la descripcién, es posible afirmar que los polimeros de férmula (1) ya
eran conocidos en el estado de la técnica (folio 22).

Y en relacion con dichos polimeros, se encuentra es que su "uso” es lo que
caracteriza el implante dental del invento de la presente solicitud, debido a que dicho
implante no confiere otra cosa que el implante dental, lo cual es materia ampliamente
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conocida en el arte previo, tal como antes se enuncio.

En ese sentido, la presente solicitud no se encuentra dentro del ambito de
patentabilidad dispuesto en el mencionado articulo 14 de la Decision 486.

4. Respuesta al solicitante

El solicitante argumenta que la sustitucion de flior en el grupo metoxi de la segunda
reivindicacion, constituye una forma particular de la invencion y que, por lo tanto, se
encuentra debidamente presentada en una reivindicacion dependiente. Y afiade, que
la funcion de las reivindicaciones independientes es la de describir la invencion de la
manera mas general, en tanto que las reivindicaciones dependientes se encargan de
estrechar el alcance de la independiente determinando la sustitucion de los grupos
alquilo por fluor. (Folios 79 y 80}

Esta Oficina estd de acuerdo con el solicitante sobre la funcidon de las
reivindicaciones y habria estado de acuerdo respecto a la reivindicacion especifica de
los grupos R1 y R2 por fluor, si en la reivindicacion independiente se hubiera
reclamado que dichos sustituyentes R1y R2 podian a su vez estar sustituidos, pero
en la reivindicacion independiente no se indica ni se sugiere dicha sustitucion, por lo
que hacerlo en la reivindicacion dependiente es una inconsistencia.

En cuanto al uso, ei solicitante manifiesta que:

“Todas y cada una de las invencién {sic) comprende una combinacion novedosa e
inventiva de piezas o compuestos conocidos en el estado de la técnica. Sino fuera
ese el caso. se estaria hablando de un descubrimiento y, come es bien sabido. los
descubrimientos no son patentables. Mas aln, la presente solicitud se relaciona con
un implante dental a base de titanio gue comprende un recubrimiento biocompatible
de formula | per se" {Folio 80, parrafo 7)

Al respecto, es necesario indicar que la reivindicaciéon independiente reclama un
implante dental que se caracteriza por un material de implante dental, lo cual es
conocido en el estado de ia técnica. Ademas, como faciimente se advierte define el
objeto por el objeto mismo.

Adicionalmente. el titanio no se menciona en la reivindicacion independiente 1. Porlo
tanto, el implante dental se caracteriza Unicamente por el recubrimiento polimérico.

Por otro lado, los implantes dentales a base de titanio eran conocidos en el estado de
la técnica al momento de presentacién de la solicitud. De esta manera, el objeto de la
solicitud no se encuentra definido clara y concisamente, por algo mas que un
polimero ya conocido en el arte.
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Finalmente, el solicitante argumenta que:

"[...Juna invencion no debe analizarse parte por parte sino en su cenjunto y, en este
caso particular, el conjuntc comprende el material del implante dental artificial
combinado con el recubrimiento bicompatible de férmuta i " {Folios 801 81, parrafos
ultimo y primero)

Sobre el particular, si bien el solicitante tiene la razéon en cuanto a la forma de realizar
el examen, es preciso aclarar que el conjunto del objeto reivindicado es un material
de implante dental {los materiales de implantes dentales se conocian en el estado de
la técnica y son parte del mismo estado de la tecnica), caracterizado por un polimero
de formula |, el cual ya era conocido en el estado de la técnica.

Es decir, la solicitud se refiera al "uso” o aplicacion de un polimero conocido en un
implante dental también conocido.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 14 y 30
de la Decision 486, se denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta de!
interesado a la notificacidon de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en ia
norma.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada: "IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodriguez
D’Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Polyzenix GmbH, 0 a quien
haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industria y Comercic al momento de notificarse o dentro de los 5

dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE .
Dada en Bogota D.C., a los U osan 2ol

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCI

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

Carrera 11 N° 86 — 53 Pisp 6. Edificio Segovia
Bogota D.C.

§02068






